J) 



i'PA [ f>() (.)[ B 
FAX -VJ 8;) 4-lti'; 



Wolff, Felix, Dr. 
Kutzenberger & Wolff 
Theodor-Heuss-Ring 23 
50668 Koln 
ALLEMAGNE 



Europaisches 
Patentamt 




European 
Patent Office 



L)fr(?flordte Cieneral 



Office europeen 
des brevets 



Telefonnummern: 



Zweigstelle Den Haag 



Beauftragter Priifcr: 




Kll /0 340-3H?8 



Formalsachbearbeiter/Assistent +31 70 340-29/5 

(Formalangelegenheiten 
^ und andere Fragen) 





Anmeldung Nr. 


Zeichen 


Datum 


00 966 067.1-1234 


SY0012EP 


23.08.2002 


Anmelder/Patentinhaber 






Bayer Aktiengesellschaft 







Bescheid gemaB Artikel 96(2) EPU 



Die Prufung der obengenannten Anmeldung hat ergeben, daB sie den Erforaernissen des Europaischen 
Patentubereinkommens aus den beigefugten Grunden nicht genCigt. Warden die genannten Mangel nicht 
behoben. so kann die Anmeldung nach Artikel 97(1) EPU zuruckgewiesen werden. 

Sie werden aufgefordert, innerhalb einer Frist 



von 4 Monaten 



gerechnet von der Zustellung dieses Bescheides, Ihre Stellungnahme einzureichen und die angefuhrten 
Mangel, sowelt diese behebbar sind, zu beseitigen. Die Frist berechnet sich nach den Bestimmungen der 
Regein 78(2), 83(2) und (4) EPU. 

Anderungen zur Beschreibung, zu den Anspruchen und den Zeichnungen sind innerhalb der genannten Frist 
in einem Exemplar auf gesonderten Blattern (Regel 36(1) EPU) einzureichen. 

Unterlassen Sie es, auf diese Aufforderung rechtzeitig zu antworten, so gilt die europaische 
Anmeldung als zuriickgenommen (Artikel 96(3) EPU). 
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Der Prufung werden folgende Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt: 
In der Fassung fur die Vertragsstaaten: 

AT BE CH LI CY DE DK ES Fl FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE 
Beschreibung, Seiten: 

1-14 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1 -1 9' ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/4-4/4 ursprungliche Fassung 

Bemerkungen: 

* beim Eintritt in die regionale Phase 



1 . In diesem Bescheid werden folgende Dokumente (D1-D3) genannt; die 
Nummerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten: 

" D1: DE 198 47 421 A (EASY LAB GMBH) 20. April 2000 (2000-04-20) 
- D2: WO 98 23549 A (TALPAERT XAVIER ;AZZOPARDI MARIE JOSE (FR); 

DELATTRE LAURENT (FR);) 4. Juni 1 998 (1 998-06-04) in der Anmeldung 
erwahnt 

D3: US 56 74592 A (CLARK JOHN 0 ET AL) 7. OKTOBER 1997 (1997-10-07) 



Als nachstliegender Stand der Tochnik fur die unabhangigen Anspruche 1,4. 11 
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AnrrH,*klcr-Nr . 

AppiK ,,t,or. No 00 966 067. 1 



angesehen, das nanostrukturierte Filme mit niedrigen Oberflachenenergien und 
Kontaktwinkein in der Nahe von 180 Grad, also ultraphobe Materialien, 
beschreibt. 

3. Die unabhangigen Anspruche 4, 1 1 und 16 erfullen nicht die Erfordernisse der 
Artikel 52 (1) und 54, EPU, fur Neuheit, da alle technischen Merkmale dieser 
Anspruche bereits in dem Dokument D3 vorweggenonnmen werden, s. Sp. 2, Z. 
27-42, Z. 55-63, Sp. 3, Z. 65 - Sp. 4, Z. 22, Sp. 6, Z. 39-57 sowie der Abschnitt 
Sp. 7, Z. 26-48, der Anwendungen im medizinischen bzw. biochemischen 
Bereich beschreibt, s. Anspruch 16. Das aus D3 bekannte elektrische Feld ist 
ebenfalls inhomogen, da als Ausfuhrungsbeispiel des geladenen Objekts die 
elektrostatisch geladene Plastikkappe eines Kugelschreibers genannt wird. 

4. 1 Das Dokument D3 enthalt die folgenden Merkmale des Anspruchs 1 : 

ein Substrat, das mit einem ultraphoben Uberzug versehen ist. 

4.2 Anspruch 1 unterscheidet sich von D3 dadurch, daB weiter das Merkmal in das 
Substrat eingelagerter Elektroden in ihm enthalten ist. Das durch dieses Merkmal 
geloste technische Problem gegenuber D3 besteht darin, daB mittels der 
Elektroden eine gerichtete Bewegung von Flussigkeitstropfen auf der Substrat- 
Oberflache moglich ist. 

4.3 Das Dokument D3 beschreibt in Spalte 6, Z. 39-57 ferner, daB Tropfen mit Hilfe 
elektrostatisch geladener Objekte in der Nahe der Tropfen beruhrungsfrei auf 

dieser Oberflache bewegt v\/erden konnen, so daB das Problem der gerichteten 
Bewegung von Flussigkeitstropfen auf der Substrat-Oberflache bereits aus D3 
bekannt ist; ebenso wird auch bereits eine ahnliche Losung des Problems in D3 
offenbart. Obwohl Elektroden, die in das Substrat selbst eingesetzt sind, nicht als 
AusfCihrungsform der geladenen Objekte zur Bewegung der Tropfen auf der 
Oberflache genannt werden, sind einer Fachperson solche in ein Substrat 



iiiil Hiltc uinui Kapiilare utiu emot, uioKtiibciiL-ii heiUeb zaibctiun Jui KapillaiL.- uwa 
der Oberflache des Tragers, auf dem der Tropfen abgelegt wird. beschreibt: unter 
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der Losung des Anspruchs 1 zu gelangen, ohne daB es hierfur eines 
erfinderischen Schrittes bedurfte. 

4 Anspruch 1 erfullt daher nicht die Erfordernisse der Artikel 52 (1) und 56, EPU. 

Anspruch 15 erfullt ebenfalls nicht die Anfo;derungen der Artikel 52 (1) und 56, 
EPU: 

1 Der Fachperson im Bereich der Dosierung von Flussigkeiten im mikroskopischen 
MaBstab ist bekannt, daB Flussigkeitsdosen im Mikro- bis Nanoliterbereich 
reproduzierbar erzeugt und abgegeben werden konnen. Daher ist das uber die 
Anspriiche 1-10 hinausgehende technische Merkmal des Anspruchs 15 an sich 
nicht neu. 

Die abhangigen Anspruche 2, 3, 6 sowie 17-19 erfullen ebenfalls nicht die 
Erfordernisse der Artikel 52 (1) und 56, EPU, und zwar aus den folgenden 
Grunden: 

I Die Merkmale der abhangigen Anspruche 2, 3 sowie 17-19, die uber die 

jeweiligen Anspruche, auf die sie bezogen sind, hinausgehen, sind zu ahnlichen 
technischen Zwecken ebenfalls aus D1 bekannt. 

I Die zusatzlichen Merkmale des Anspruchs 6 sind bereits aus dem Dokument D3, 
Sp. 5, Z. 37-51, bekannt. Eine mit einem ultraphoben Material beschichtete 
Aluminium-Oberflache scheint eine einfache technische Alternative zu den do^ 
genannten Metall-Oberflachen zu sein, ohne daB es hierzu eines erfinderischen 
Schrittes bedurfte, da die Verwendung von Metallen bei der Herstellung 
ultraphober Oberflachen schon aus D3 bekannt ist. 

Sollte der Anmelder revidierte Anspruche vorleqen. sollte er neben den bereits 
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unabhangige Anspruche pro Kategorie notwendig sind. Bei der eventuellen 
Revision der Anspruche sind ferner die Erfordernisse der Artikel 82 und der Regel 
30 der EPU zur Einheitlichkeit der Erfindung zu beachten. 

7.2 Die unabhangigen Anspruche sollten in der der Regel 29(1) entsprechenden 
korrekten zweiteiligen Form verfaBt werden. 

7.3 In der Beschreibung sind gemaB Regel 27(1) EPU die Dokumente zu nennen, die 
den Stand der Technik beschreiben. Der Anmelder sollte diese kurz 
zusammenfassen und klar zum Ausdruck bringen, welche Merkmale des 
Gegenstandes eines eventuellen neuen unabhangigen Anspruchs aus diesen 
Dokumenten bereits bekannt sind. 

7.4 Der Gegenstand einer eventuell geanderten Anmeldung darf nicht uber den Inhalt 
der Anmeldung in der ursprunglichen Fassung hinausgehen (Artikel 123(2) EPU). 



